Sygn. akt XXIl GW 24/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 pazdziernika 2020 roku

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej w skfadzie:
Przewodniczacy: sedzia (del.) Agnieszka Gotaszewska
Protokolant: sekr. sad. Katarzyna Karpihska
po rozpoznaniu w dniu 29 pazdziernika 2020 roku w Warszawie na rozprawie
sprawy z powodztwa O. Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Pustyni
przeciwko M.B.
o ochrone praw do znaku towarowego oraz zakazanie czynow nieuczciwej konkurencji

na skutek sprzeciwu pozwanego od wyroku zaocznego z dnia 8 wrzesnia 2020 r.

orzeka

1. uchyla wyrok zaoczny z dnia 8 wrzesnia 2020 r. w punkcie 5 oraz w punkcie 7 - w
zakresie, w jakim nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci punktom 4 i 5
wyroku zaocznego;

2. nakazuje pozwanemu M.B. podanie, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia sie niniejszego wyroku, do publicznej wiadomosci informacji o
tresci punktéw 1-4 wyroku zaocznego z 8 wrzesnia 2020 r., na gtéwnych stronach
serwiséw internetowych pozwanego M.B. w domenach (...).net oraz (...).pl, a w



razie zmiany adresow internetowych — w domenach, pod ktérymi pozwany M.B.
bedzie prowadzit gtbwng dziatalno$¢ handlowg polegajgcg na oferowaniu lub
sprzedazy suplementoéw diety, przy czym informacje te powinny mie¢ wielkos¢ nie
mniejszg, niz potowa strony internetowej widocznej dla uzytkownika Internetu,
tekst informacji powinien zosta¢ réwnomiernie rozmieszczony, przedstawiony
czcionkg Arial w kolorze czarnym, na biatym tle w ramce o kolorze czarnym, zas
informacje powinny ukazywac sie po otwarciu strony przez co najmniej 60 sekund
oraz by¢ utrzymywane nieprzerwanie przez 30 dni;

3. w pozostatym zakresie utrzymuje w mocy wyrok zaoczny z dnia 8 wrzesnia 2020
r.

XXII GW 24 /20 - uzasadnienie wyroku z 29.10.2020 r.

Wyrokiem zaocznym z 8 wrze$nia 2020 r. Sad rozpoznal sprawe z powoddztwa O. Spdlki z
ograniczong odpowiedzialno$cia w Pustyni (dalej jako ,,O. Sp. z 0.0.”) przeciwko M.B. o:

1. nakazanie M.B.i zaniechania naruszen prawa ochronnego na slowny znak
towarowy ,Matrix”, zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod numerem prawa
ochronnego 176648, polegajacych na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i
wprowadzaniu do obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktérych wystepuje
oznaczenie stowne ,Crea Matrix”;

2, nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen prawa ochronnego na stowny
znak towarowy ,Matrix”, zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod numerem prawa
ochronnego 326407, polegajagcych na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i
wprowadzaniu do obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktorych wystepuje
oznaczenie slowne ,,Crea Matrix”;

3. nakazanie zaniechania popelniania czynéow nieuczciwej konkurencji
polegajacych na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu
suplement6w diety w opakowaniach, na ktorych wystepuje oznaczenie stowne ,,Crea Matrix”;

4. nakazanie pozwanemu zniszczenia na wlasny koszt, w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku, wszystkich, stanowiacych wlasno§é pozwanego, opakowan
suplement6w diety pod nazwa ,,Crea Matrix” oraz materialow informacyjnych i reklamowych
dotyczacych suplementow diety pod nazwa ,,Crea Matrix”;

5. nakazanie pozwanemu podania, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku, do publicznej wiadomos$ci informacji o tre$ci wyroku na
gléwnych stronach serwisow internetowych pozwanego w domenach (...).net i (...).pl, a w razie
zmiany adreséw internetowych — w domenach, pod ktérymi pozwany bedzie prowadzil
glowna dzialalno$¢ handlowa polegajaca na oferowaniu lub sprzedazy suplementéow diety,
przy czym informacje te powinny mie¢ wielko$§¢ co najmniej polowy strony internetowej
widocznej dla uzytkownika Internetu, tekst informacji powinien zostaé réwnomiernie
rozmieszczony, przedstawiony czytelng czcionka w kolorze czarnym na bialym tle w ramce w
kolorze czarnym, informacje powinny ukazywa¢ sie po otwarciu strony przez co najmniej 60
sekund oraz by¢ utrzymywane nieprzerwanie przez 30 dni;

6. nakazanie pozwanemu opublikowania, na jego koszt — w terminie 30 dni
od dnia uprawomocnienia sie wyroku — w dzienniku (...) (lokalne wydanie (...)) na pierwszej
stronie pozbawionej ogloszen handlowych, na powierzchni nie mniejszej niz %4 calkowitej
powierzchni strony, o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,M. B. prowadzacy dzialalnoé¢
gospodarcza pn. C. przeprasza O. Sp. z 0.0. za naruszenie przystugujacych jej praw do
znakow towarowych ,Matrix” oraz popehlienie czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez
oferowanie, reklamowanie, promowanie i wprowadzanie do obrotu suplementéw diety pn.
»,Crea Matrix”. Naruszyciel zostal zobowiazany do zaprzestania wskazanych dzialan na skutek



procesu sadowego.”, przy czym treS¢ oSwiadczenia powinna zosta¢ réwnomiernie
rozmieszczona w ramce w Kolorze czarnym z wykorzystaniem czcionki Arial w kolorze
czarnym na bialym tle. Ponadto powdd wniost o zasadzenie od pozwanego zwrotu kosztow
postepowania na swoja rzecz, w tym Kosztow zastepstwa procesowego wg. norm
przepisanych, w tym réwniez kosztow postepowania zabezpieczajacego prowadzonego pod
sygn. akt: XXII GWo 36/20 (pozew, k. 3 — 36 akt).



Sad wyrokiem zaocznym oddalil powd6dztwo w punkcie 6 - w caloSci oraz w punkcie 4 — w
zakresie, w jakim zadanie pozwu odnosilo sie do ,materialow informacyjnych i reklamowych
dotyczacych suplementow diety pod nazwa ,,Crea Matrix”.

Wyrok zaoczny we wskazanym zakresie jest prawomocny.

Sad wyrokiem zaocznym uwzglednil zadanie pozwu w punktach 1, 2, 3 (w calo$ci) oraz 4i5 —
z tym, ze:

- orzekajac w przedmiocie zadania zawartego w pkt 5 petitum pozwu Sad oznaczyl w
wyroku czcionke, jaka powinna zosta¢ uzyta przy publikacji ogloszenia (Arial), a nadto —
ograniczyl obowiazek publikacji do wyroku w czeSci uwzgledniajacej zadanie pozwu;

- orzekajagc w przedmiocie zadania zawartego w pkt 4 petitum pozwu, Sad oddalil
powoddztwo w zakresie, w jakim powod zadal nakazania pozwanemu zniszczenia materialow
reklamowych oraz promocyjnych dotyczacych suplementow diety pod nazwa ,,Crea Matrix”.

Sad orzekl o kosztach postepowania na podstawie art. 100 zdanie 2 kpc, obcigzajac nimi w
calo$ci pozwanego.

Pozwany wniost sprzeciw od wyroku zaocznego, zaskarzajac wyrok zaoczny w calo$ci oraz
wniost o jego uchylenie i oddalenie powddztwa w caloéci. Sad rozpoznal sprzeciw jako
wniesiony od wyroku zaocznego w zakresie, w jakim powddztwo zostalo uwzglednione, a
wyrokowi zaocznemu nadany zostal rygor natychmiastowej wykonalno$ci.

Wyrokiem z 29 pazdziernika Sad uchylit wyrok zaoczny w punkcie 5 (w caloéci) oraz w
punkcie 7 (w zakresie, w jakim rygor natychmiastowej wykonalno$ci zostal nadany punktom
41 5 wyroku zaocznego).

W nastepstwie uchylenia wyroku zaocznego w punkcie 5, Sad orzekl o zadaniu z pkt 5 petitum
pozwu — przy czym rozstrzygniecie to réznilo sie od rozstrzygniecia zawartego w pkt 5 wyroku
zaocznego jedynie w ten sposob, ze Sad oznaczyl, zgodnie z zagdaniem pozwu, termin 14 dni
od uprawomocnienia sie wyroku jako termin wykonania obowigzku okre$lonego wyrokiem
(publikacji informacji o tre$ci wyroku) przez pozwanego. Tym samym, Sad skorygowal blad
wyroku zaocznego, w ktorym Sad orzekl o wskazanym obowiazku nie udzielajac pozwanemu
terminu 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku na wykonanie przedmiotowego obowiazku
(co stanowilo orzeczenie ponad zadanie pozwu). Konsekwencja powyzszej zmiany jest
uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalnoSci w odniesieniu do wyroku zaocznego w pkt 5
(skoro pkt ten zostal uchylony), o czym Sad orzekl w pkt 1 wyroku z 29 pazdziernika 2020 r.

Z kolei, uchylajac rygor natychmiastowej wykonalno$ci wyroku zaocznego w odniesieniu do
jego pkt 4, Sad mial na celu usuniecie wewnetrznej sprzeczno$ci w tresci wyroku zaocznego.
W sytuacji, w ktorej orzeczony wzgledem pozwanego w pkt 4 wyroku zaocznego obowiazek
(zniszczenie opakowan suplementow diety ,,Crea Matrix”) ma by¢ wykonany w terminie 14
dni od uprawomocnienia sie wyroku (zgodnie z zadaniem pozwu), nie moze by¢ jednocze$nie
opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalno$ci. W konsekwencji, rygor natychmiastowe;j
wykonalno$ci nalozony na wyrok zaoczny w zakresie rozstrzygnie¢ zawartych w jego pkt 4
nalezalo uchyli¢.

W pozostalym zakresie wyrok zaoczny zostal utrzymany w mocy.

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

O. Sp. z o.0. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza, ktéorej przedmiotem jest produkcja
suplementow diety i preparatow dostepnych bez recepty (OTC). Spolka stworzyla i prowadzi
o$rodek badawczo — rozwojowy w branzy suplementéw diety i farmaceutykow. O. Sp. z o.o.



byla wielokrotnie nagradzana, a jej produkty s3 pozytywnie opiniowane m.in. przez
Srodowisko naukowe i konsumentoéw (dowdd: wydruk z KRS, k. 41 — 57 akt, wydruk ze
strony internetowej O. , k. 59 — 63 akt, informacja o nagrodach i certyfikatach, k. 65 — 69
akt).

O. Sp. z 0.0. od 2005 roku produkuje i wprowadza do obrotu wysokobialkowe batony ,,Matrix
Pro” oferowane w opakowaniach o wygladzie, jak ponizej:

MATRIX PRO 32

Sa to $rodki spozywcze zawierajace bialko i witaminy sluzace do uzupelniania diety-
zwlaszcza w bialko. Stosowane sg m.in. w celu szybszej regeneracji organizmu po treningu,
ale takze jako zamienniki positku w diecie niskokalorycznej. Produkty te ciesza sie uznaniem i
popularnosciag wsrdd Kklienteli spolki. Ich sprzedaz oferowana sg m.in. za poSrednictwem
stron internetowych (dowod: faktura z 15.02.2005 r., k. 96-97, wydruk ze strony
internetowej, k. 99-101).

Od 2003 roku O. Sp. z 0.0. ma w swej ofercie produkt pod nazwa ,WHEY PRO MATRIX”,
oferowany w opakowaniach o wygladzie, jak ponizej:

oLIMP

Poczatkujacy
-

Stanowi on kompozycje koncentratu (WPC), izolatu (WPI) oraz hydrolizatu (WPH) biatek
serwatkowych, a takze peptydu glutaminowego, wzbogacona w substancje antykataboliczne
(glutamine i tauryne), aktywatory metaboliczne (choline i inozytol z lecytyny) oraz witaminy i
mineraly, zapewniajace prawidlowy przebieg procesow metabolicznych przy zwiekszonym
wysitku fizycznym i zwiekszonym zapotrzebowaniu na biatko (dowod: faktura z 7.05.2003 r.
k.103-104, wydruk ze strony internetowej k. 106-109)

Od 2008 roku O. Sp. z 0.0. wprowadza do obrotu produkt pod nazwa ,,Dominator Creatine
Strong Matrix 77 — w opakowaniach, jak ponizej:



ODZYWKI ~  PRODUCENCI “ INFORMACJE v  PROMOCJE | NOwoscl FUTSAL TEAM ODZYWKI-TANIOPL

KATEGORIE

KRE-ALKALYN

Jest to Srodek spozywczy zaspokajajacy zapotrzebowanie organizmu, zwlaszcza
sportowcow, przy intensywnym wysitku fizycznym (dowdd: faktura z 7.05.2008 r., k. 117,
wydruk ze strony internetowej, k. 119-125).

Sprzedaz produktéw pod marka MATRIX byla wspierana reklamg: prasowg, online, w
mediach spoleczno$ciowych, a takze przez sprzedawcow detalicznych, w ktérych ofercie
znajdowaly sie te produkty. Dzieki prowadzonym dzialaniom reklamowym, marka MATRIX
uzyskala rozpoznawalno$é na rynku. W latach 2013-2020 sprzedaz batonéw pod marka
sMatrix” wyniosla (...) sztuk, o lacznej wartoéci netto blisko (..) zlotych (dowdd: wydruk
korespondencji k. 127-128).

O.Sp. z o.0. jest uprawniona do serii znakow towarowych ze wspdlnym elementem stownym
LJMatrix”:

a) slownego znaku towarowego MATRIX zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP
pod nr 176648, chronionego od 14.08.2003 r. dla towardéw i ustug w klasach klasyfikacji
nicejskiej:

- piatej, obejmujacej odzywki wzmacniajace zawierajace preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentow;

- dwudziestej dziewiatej, obejmujgcej koncentraty i  odzywki
wysokobialkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i
aminokwasami;

- trzydziestej, obejmujacej koncentraty i odzywki weglowodanowe i
wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi);

b) slownego znaku towarowego MATRIX zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP
pod nr 326407, chronionego od 6.09.2019 r. dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji
nicejskiej:

- piatej, obejmujacej batony energetyzujace stanowigce zamienniki
positkow  zawierajace dodatki odzywcze; batony proteinowe
wzbogacone o skladniki odzywcze do celow leczniczych i
profilaktycznych; suplementy diety; bialkowe suplementy diety;
suplementy diety zawierajace bialko; suplementy diety skladajace sie z
aminokwasow; suplementy diety poprawiajace kondycje i
wytrzymalo$é; odzywcze suplementy diety; suplementy diety dla
sportowcoéw; suplementy diety dla os6b ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi; dodatki dietetyczne; dietetyczne dodatki do zywnoSci;
preparaty dietetyczne i odzywcze; mieszanki do picia bedace
suplementami diety; koktajle biatkowe; dodatki odzywcze;

- dwudziestej dziewiatej, obejmujacej batony spozywcze na bazie
orzechéw; batoniki na bazie orzechéw bedace zamiennikami positkow;
batony organiczne na bazie orzechéw i ziaren; batony na bazie
orzechow i nasion; batoniki na bazie owocow i orzechoéw; batoniki na



bazie owocoéw bedace zamiennikami positkéw; batony spozywcze na
bazie soi; chipsy sojowe; przekaski na bazie orzechow; przekaski na
bazie mleka; maslo z orzechéw; maslo kokosowe [olej kokosowyl];
masto migdalowe; pasty na bazie orzechow;

trzydziestej, obejmujacej nielecznicze slodycze do zastosowania jako
cze$¢ diety polegajacej na kontrolowaniu kalorii; batony zbozowe;
batony zbozowe i energetyczne; batoniki energetyczne na bazie zbo6z;
wysokoproteinowe batoniki zbozowe; batoniki zbozowe bedace
zamiennikami positkow; batony spozywcze na bazie zb6z; produkty
zbozowe w postaci batonéw; batoniki na bazie pszenicy; batoniki
owsiane; batoniki musli; batony czekoladowe; batoniki z polewa
czekoladowa; batony gotowe do spozycia na bazie czekolady; batoniki
na bazie czekolady bedace zamiennikami positkow; batoniki nugatowe
w polewie czekoladowej; batony sezamowe; batony z orzechow w
karmelu; orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku; batoniki
zawierajace mieszanke ziaren, orzechow i suszonych owocow jako
wyroby cukiernicze; cukierki, batony i guma do zucia; pasty
czekoladowe do smarowania; kremy czekoladowe; ciasto w proszku;

c) slownego znaku towarowego CREATINE STRONG MATRIX 7 zarejestrowanego w
Urzedzie Patentowym RP pod nr 220344, chronionego od 19.10.2007 r. dla towaréw i
ushug w klasach klasyfikacji nicejskiej:

piatej, obejmujacej suplementy diety i inng zywno$¢ dietetyczna
wzbogacona kreatyna, odzywki wzmacniajace wzbogacone kreatyna,
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentow do celow leczniczych, leki dla ludzi;

trzydziestej, obejmujacej koncentraty weglowodanowe i odzywki
weglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone kreatyna,
witaminami i solami mineralnymi);

d) slownego znaku towarowego WHEY PRO MATRIX rzarejestrowanego w Urzedzie
Patentowym RP pod nr 176646, chronionego od 14.08.2003 r. dla towar6ow i ustug w
klasach klasyfikacji nicejskiej:

piatej, obejmujacej odzywki wzmacniajace zawierajgce preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentow;
dwudziestej dziewigtej, obejmujacej koncentraty i odzywki
wysokobialkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i
aminokwasami;

trzydziestej, obejmujgcej koncentraty i odzywki weglowodanowe i
wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi);

Ve2nate]p;

e) slowno-graficznego znaku towarowego M@Eﬂ: ﬁx zarejestrowanego w

Urzedzie Patentowym RP pod nr 297181, chronionego od 11.02.2014 r. dla towaréw i
ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej:

piatej, obejmujacej produkty farmaceutyczne, w tym w szczego6lnosci:
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celow leczniczych, odzywki
wzmacniajace stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentow do
celow leczniczych; suplementy diety wspomagajace leczenie, preparaty
wzbogacajace organizm w niezbedne witaminy i mikroelementy,



dietetyczne S$rodki spozywcze do celow medycznych, dietetyczna
zywno$¢ przystosowana do celow medycznych;

- dwudzieste] dziewiatej, obejmujacej koncentraty 1 odzywki
wysokobialtkowe nie do celow medycznych, wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi i aminokwasami, w tym zwlaszcza batony
proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefiry, sery,
serwatki, napoje mleczne lub z przewaga mleka;

- trzydziestej, obeJmquceJ koncentraty we;glowodanowe odzywki
weglowodanowe i wysokoenergetyczne nie do celow medycznych
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym zwlaszcza
wysokoenergetyczne batony zbozowe;

- trzydziestej piatej, obejmujacej sprzedaz detaliczng i hurtowa towaréw
obejmujacych: produkty farmaceutyczne, w tym w szczeg6lnodci:
koncentraty i odzywki wysokobialkowe nie do celow medycznych,
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w tym
zwlaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko
jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewaga mleka,
koncentraty =~ weglowodanowe,  odzywki = weglowodanowe i
wysokoenergetyczne nie do celow medycznych, wzbogacone
witaminami i  solami  mineralnymi, w tym  zwlaszcza
wysokoenergetyczne  batony zbozowe, napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i mineralami, napoje weglowodanowe, napoje
energetyczne, napoje izotoniczne, napoje z sokéw owocowych, nektary
owocowe, w tym za posrednictwem Internetu (sprzedaz on-line),
sprzedaz wysylkowa powyzszych towarow, marketing, reklame,
reklame radiowa, reklame telewizyjna, reklame w prasie, reklame na
stronach internetowych, rozpowszechnianie materialow reklamowych,
promocje sprzedazy powyzszych towaréow i $wiadczonych ushug,
prezentacje oferty handlowej w Internecie, organizowanie i wspotudziat
w targach, wystawach i pokazach zwiagzanych z promocja powyzszych

towarow;
VeRRe LI,
f) slowno-graficznego znaku towarowego M@@T ﬁx zarejestrowanego

przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wlasnoéci Intelektualnej 3.03.2014
r. pod nr 1212953, chronionego na terytorium Unii Europejskiej dla towaréow i ushug w
klasach 5, 29, 30, 32, 35 klasyfikacji nicejskiej (dowdd: Swiadectwa ochronne i wydruki
z baz urzedow rejestracyjnych k. 71-73, 75, 77-79, 81, 82, 84, 86, 88, 89 1 91-94 akt).

M.B.prowadzi dzialalno§¢ gospodarcza od 1 wrzeSnia 2005 r. Przedmiotem dzialalnosci
gospodarczej M.B. jest sprzedaz suplementéw diety, m.in. za po$rednictwem prowadzonego
sklepu internetowego ,,(...).pl”, dostepnego pod adresem internetowym: https:// (..).net/, a
takze za poSrednictwem platformy (...).pl i w sieci punktow stacjonarnych (dowod: informacja
z CE1DG, k. 136 akt, wydruki ze stron internetowych, k. 139- 142 1 144-151 akt, wydruki ofert
sprzedazy preparatu Crea Matrix wraz z oznaczeniem podmiotu oferujqgcego preparat k.
179 -185, 187 -193, 195 -204, k. 206 -215, 217-223, 225 -231, 233-240, 242-248).

M.B. prowadzi takze sie¢ sklepow stacjonarnych (dowod: wydruk lokalizacji sklepow
stacjonarnych, k. 142 akt, wydruk z CEIDG ,(...)”, k. 136 akt).

M.B. oferuje, reklamuje, promuje i wprowadza do obrotu suplementy diety pod nazwami
»,Crea Matrix”, ,,Crea Matrix Muscle Care”, ,Muscle Care Crea Matrix 300G” lub innymi z
elementem slownym ,,Crea Matrix” - w opakowaniach o wygladzie jak ponize;j:


https://centrumodzywek.net/

(dowod: wydruki ze stron internetowych, k. 144-151 akt, wydruki ofert sprzedazy preparatu
Crea Matrix wraz z oznaczeniem podmiotu oferujqgcego preparat k. 179 -185, 187 -193, 195 -
204, k. 206 -215, 217 -223, 225 -231, 233-240, 242-248, dokumentacja zakupu
kontrolowanego opakowania preparatu— paragon k. 255, fotografia opakowania przesytki
k. 257-259; fotografie opakowan preparatu k. 267 -293 akt).

M.B. pelni jednoczeénie funkcje prezesa zarzadu M. Spolki z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Warszawie, w ktorej jest tez wspoélnikiem. Spolka ta jest producentem
suplementow diety CREA MATRIX (dowdd: odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS, k. 310-
315 akt).

M.B. w prowadzonym sklepie internetowym oferowal
i sprzedawat takze produkty O. Sp. z 0.0. M.B. wyrazal na temat O. Sp. z 0.0. na stronie (...).pl
m.in. nastepujaca opinie: ,O. to jeden z najbardziej znanych i cenionych na Swiecie
producentow suplementéw diety, dzialajqcy na rynku juz od 1991 roku. Ogromna wiedza
1 doswiadczenie pozwolily firmie O. stworzyé produkty na miare nawet najwyzszych
oczekiwan. Kazdy z produktéow O. powstaje w warunkach farmaceutycznego standardu
GMP, posiadajgc wszelkie niezbedne certyfikaty (...). (dowdéd: wydruk ze strony
internetowej (...) .pl, k. 317-327 oraz 329-412 akt).

W dniu 30 czerwca 2020 r. O. Sp. z 0.0. uzyskala w postepowaniu XXII GWo 36/30
zabezpieczenie roszczen dochodzonych w niniejszym postepowaniu (dowdd: postanowienie
Sqdu Okregowego w Warszawie XXII GWo 36/30 k. 448-449).

Pismem z 15 lipca 2020 r. O. Sp. z o.0. wezwala M.B. do dobrowolnego zaniechania
naruszania praw O. Sp. z 0.0. (dowod: wezwanie k. 440-449 akt). Powyzszy stan faktyczny
Sad ustalil na podstawie powolanych wydrukéw i dokumentéw. Nie budzily one watpliwosci
Sadu. Takze pozwany nie kwestionowal powolanych przez powoda faktéw — prezentujac
odmienng ich ocene w $§wietle przepiséw prawa materialnego.

Powédztwo podlegalo uwzglednieniu w przewazajacej czeSci.

Jako podstawe prawna roszczen dochodzonych w niniejszej sprawie powod wskazal przepisy
ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej — zarzucajac pozwanemu naruszenie prawa
ochronnego do stownego 2 znakéw towarowych ,Matrix” oraz przepisy ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji — zarzucajgc pozwanemu czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy
na wprowadzeniu w blad co do pochodzenia preparatu ,Crea Matrix”. Obie wskazane
podstawy wymagaly osobnego rozwazenia.

Naruszenie praw ochronnych na slowne znaki towarowe ,Matrix”

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi
lub koncowemu odbiorcy mozliwo$ci okreSlenia pochodzenia towaru lub ushugi
nim oznaczonych, odréznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad) od towaréw
lub ustug innego pochodzenia. Zgodnie z trescig art. 153 ust. 1 w zw. z art. 154 ustawy z 30
czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 28), przez uzyskanie



prawa ochronnego nabywa sie wylaczno$¢ uzywania znaku towarowego w sposéb zarobkowy
lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajacego w szczegoblnoSci
na umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach,
oferowaniu i wprowadzaniu tych towardéw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie
oraz skladowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu
lub $wiadczeniu uslug pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach zwiazanych
z wprowadzaniem towar6w do obrotu lub zwiazanych ze $wiadczeniem uslug lub
postugiwaniu sie nim w celu reklamy.

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa wlasnoSci przemyslowej przyznaje natomiast
uprawnionemu ze znaku towarowego prawo do niezakléconego uzywania znaku towarowego
oraz zakazania innym osobom, ktore nie majg jego zgody, uzywania w obrocie gospodarczym
znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na ktory udzielono prawa
ochronnego z wczes$niejszym pierwszenstwem - w odniesieniu do towaréw identycznych lub
podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w
szczegblnosSci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa
ochronnego z wcze$niejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego.

W konsekwencji, dla oceny, czy doszlo do ziszczenia hipotezy powolanego przepisu — a tym
samym do naruszenia prawa ochronnego do slownych znakéw towarowych ,Matrix” przez
dzialania pozwanego, polegajace na reklamowaniu, promowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu
do obrotu preparatu oznaczonego nazwa ,,Crea Matrix” nalezato:

1. por6ownac towary oznaczone zarejestrowanymi na rzecz powoda stownym znakami
towarowymi ,Matrix” oraz oznaczeniem, ktéorym oznacza swoj produkt pozwany, a
takze okresli¢ stopien ich podobienstwa;

2. poréwnacé przeciwstawione znaki (znaki stowne powoda i oznaczenie Crea Matrix
pozwanego) i okreslié¢ stopien ich podobienistwa;

3. okreslic rozpoznawalno$¢ wecze$niejszych znakow (tj. slownych znakow
towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda) i jej stopien;

4. dokona¢ calo$ciowej analizy niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad.

Podobiehstwo towaroéw

Badanie podobienstwa towaréw obejmuje wszystkie istotne czynniki, ktore okreslaja relacje
miedzy towarami tj. charakter, przeznaczenie, sposob korzystania z towaréw, ich
konkurencyjno$¢ lub komplementarno$é. Towary sa podobne woéwczas, gdy przecietny
odbiorca moze przyjac, przy hipotetycznym zalozeniu opatrzenia ich identycznym znakiem
towarowym o wysokim stopniu rozpoznawalnosci na rynku, ze pochodza z tego samego
przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw pozostajacych pod jednolita kontrolg (R. Skubisz w:
System prawa prywatnego, tom 14B, s. 1236). Badanie podobienstwa towarow zaklada
zatem odwolanie sie, z perspektywy przecietnego nabywcy towar6w opatrzonych po6zniejszym
znakiem towarowym, do hipotetycznego identycznego znaku towarowego na badanych
towarach.

Z zalaczonych do akt Swiadectw rejestracji wynika wylaczne prawo O. Sp. z 0.0. do uzywania
znakow towarowych stownych ,Matrix” (zarejestrowanych przez Urzad Patentowy RPO za
numerami 176648 oraz 326407), dla towarow w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej, takich jak
odzywki wzmacniajace, odzywki wysokobialkowe, odzywki wysokoweglowodanowe
i wysokoenergetyczne oraz suplementy diety poprawiajace kondycje i wytrzymatos¢,
suplementy diety dla sportowcoéw. Wskazane oznaczenia uzywane sa przez powoda dla
oznaczania suplementoéw diety — w postaci batondéw (batony Matrix Pro), kapsulek (preparat
Dominator Creatine Strong Matrix) albo proszkéw do sporzadzania roztworu (preparat Whey
Pro Matrix). Wszystkie wymienione produkty cechuja sie wysoka zawarto$cia bialka i
przeznaczone sa dla oséb uprawniajacych sport.  Batony Matrix Pro przeznaczone sa
dodatkowo dla os6b korzystajacych z diety i poszukujacych zamiennikow pokarméw o niskiej



zawarto$ci cukru (informacja o produkcie dostepna na stronach internetowych zawiera
wskazanie ,,moze zastepowac posilek, idealny do kontroli masy ciata” k. 100).

Pozwany uzywa oznaczenia Crea Matrix dla produktu o wysokiej zawarto$ci bialka,
przeznaczonego dla oséb aktywnych fizycznie, w postaci proszku do sporzadzania roztworu
(k. 183 ,;spozywa¢ raz dziennie, rozpuszczajac 6,5 g produktu w 200 ml wody”). Zadaniem
produktu jest dostarczenie organizmowi kreatyny.

Preparat powoda Crea Matrix oraz wszystkie wymienione produkty pozwanego (batony
Matrix Pro, preparaty Dominator Creatine Strong Matrix oraz Whey Pro Matrix) dedykowane
sa osobom uprawiajacym sport. Dzialanie produktow shluzy¢ ma zwiekszeniu wydolnos$ci
organizmu badz tez przyspieszeniu jego regeneracji po wysitku fizycznym. Preparat powoda
Dominator Creatine Strong Matrix, podobnie jak produkowany przez pozwanego Crea Matrix
- takze zawiera kreatyne w roznych postaciach (vide: opis produktu k. 123 ,zawiera 7
najaktywniejszych form kreatyny”). Wysokobialkowy preparat powoda Whey Pro Matrix
oferowany jest w takiej samej postaci, jak preparat pozwanego Crea Matrix — jako proszek do
sporzadzania roztworu.

Towary pozwanego oraz powoda dostepne sa bez recepty, ich sprzedaz odbywa sie m. in. za
posrednictwem stron internetowych. Oznacza to, ze oferta ich nabycia kierowana jest do os6b
zamieszkalych na calym terytorium kraju, zainteresowanych nabyciem suplementu diety —
przy czym wybor suplementu dokonywany jest na podstawie wlasnej wiedzy wskazanych oséb
oraz dostepnych m.in. w internecie informacji na temat produktéw.

Ze wzgledu na podobne, zakladane przez producentéw oraz komunikowane potencjalnym
nabywcom, oddzialywanie na organizm preparatbw powoda i preparatu pozwanego
(zwiekszenie wytrzymalo$ci organizmu, przyspieszenie jego regeneracji po treningu),
podobny sklad (wysoka zawarto§é bialka, a w odniesieniu do produktu pozwanego Crea
Matrix oraz produktu powoda Dominator Creatine Strong Matrix — wysoka zawarto$¢
kreatyny w réznych formach), doustna formule przyjmowania preparatéw powoda i
pozwanego (w odniesieniu do preparatu powoda Whey Pro Matrix i preparatu pozwanego —
proszek do sporzadzania roztworu) oraz taki sam kanal sprzedazy towaréow (za
posrednictwem internetu), nalezy przyjaé, ze stopien podobienstwa towaru pozwanego oraz
towarow powoda, zwlaszcza oznaczonych nazwami Dominator Creatine Strong Matrix oraz
Whey Pro Matrix jest wysoki. Nie ma przy tym znaczenia, ze preparat pozwanego i preparat
powoda Dominator Creatine Strong Matrix — oba majace stanowi¢ zréodlo kreatyny w
organizmie — maja rézne formy przyjmowania (odpowiednio — proszek do sporzadzania
roztworu i kapsulki). Poniewaz konsument, do ktérego adresowana jest oferta jest osoba
zdrowg i dorosla — forma, w jakiej przyjmowany jest preparat zawierajgcy kreatyne nie ma
decydujacego znaczenia dla wyboru produktu. Roéznice w tym zakresie nie znoszg
podobienstwa towaréw. Nadto, gdyby oczekiwaé, ze produkty, ktére maja takie samo
komunikowane potencjalnym nabywcom oddzialywanie na organizm (zwiekszenie
wydolnoéci, eliminacja zmeczenia, szybsza regeneracja), zawieraja takie same substancje
(bialka, kreatyne), s3 wprowadzane do obrotu takimi samymi kanalami (internet) — musza
mie¢ jeszcze taka samg forme ich aplikacji do organizmu, oznaczaloby to, ze ustawowy
wymog podobienstwa towarow zastapiony zostal wymogiem ich identycznoSci.

W konsekwencji, w ocenie Sadu, gdyby produkty powoda i preparat pozwanego zostaly
opatrzone takim samym hipotetycznym znakiem towarowym o wysokiej rozpoznawalnosci,
przecietny odbiorca moglby pozostawaé w przekonaniu, ze pochodza one od jednego
producenta.

W konsekwencji, w ocenie sadu przestanka podobienstwa towarow zostala spelniona.



Podobiehstwo znakéw

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich
zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywaé caloSciowo,
a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze
by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian
lub uzupelien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje
nieznaczne roznice, ktore nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunalu z 20.03.2003 r. C-291/00 L. ). Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne,
jezeli z punktu widzenia okre$lonego kregu odbiorcow, sa przynajmniej czeSciowo identyczne
w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01
M.) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna méwié
zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i
znaczeniowych cech znakow i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta (tak
wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L. , z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12
P. SA).

Przeciwstawiane oznaczenia — stlowny znak ,Matrix” zarejestrowany na rzecz powoda oraz
nazwa ,,Crea Matrix”, ktora oznacza swoje produkty pozwany spelniajg w ocenie Sadu kryteria
podobienstwa.

Porownujqc je w plaszczyznie wizualnej — wskazaé¢ nalezy, iz pozwany inkorporowal do
oznaczenia swojego produktu stowo ,Matrix”, ktore Jest zarejestrowanym na rzecz powoda
stownym znakiem towarowym. Po6Zniejsze oznaczenie preparatu strony pozwanej zawiera
ponadto element ,,Crea”, dodany przed stowem ,Matrix”. W $wietle orzecznictwa przejecie w
znaku pézniejszym wczes$niejszego znaku towarowego — z dodaniem innego slowa — stanowi,
co do zasady, o podobienstwie znakéw (wyrok Sqdu Pierwszej Instancji z 12.11.2008, T-
128/07 E. v. OHIM, pkt 28). Warunkiem mozliwo$ci inkorporowania w oznaczeniu
pOZniejszym cudzego znaku towarowego jest wymog, aby powstale w ten sposob oznaczenie
posiadalo swdj wlasny charakter odrozniajacy (vide: wyrok Naczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 11 pazdziernika 2011 r. sygn. I GSK 914/10).

W niniejszej sprawie szczegblne znaczenie dla oceny podobiefistwa znakow ma element
,Matrix”, ktéry moze by¢ uznany za element dominujacy. O identyfikacji przez konsumenta
oznaczenia decyduje element fantazyjny znaku, tj. element charakterystyczny, abstrakcyjny,
przyciagajacy uwage. Potencjalny odbiorca, zwykle zapamietujacy tylko charakterystyczng
cze$¢ oznaczenia utrwali w swojej pamieci przede wszystkim okreSlenie ,Matrix”. Wskazac
nalezy, ze zawarte w sprzeciwie od wyroku zaocznego przez pozwanego twierdzenia co do
tego, ze slowo ,Matrix” w sektorze suplementéw diety oznacza ,mieszanke bialek” i jako
takie, stanowi synonim slowa ,miks” i okre$lenie produktu wieloskladnikowego (a zatem ma
charakter nie fantazyjny, a opisowy) nie zostaly udowodnione (k. 483 verte — 484). Dowodu
na wskazane przez pozwanego rozumienie pojecia ,Matrix” na rynku suplementéw diety nie
stanowi, w ocenie Sadu, fotografia suplementu diety produkowanego przez osobe trzecia
wzgledem stron procesu (Syntrax) i oznaczonego nazwa ,Matrix 5.0.”, powolana przez
pozwanego w sprzeciwie (k. 483 verte). Wskazana fotografia stanowi jedynie dowod tego, ze
produkt opatrzony nazwa ,Matrix 5.0” jest obecny na rynku — a nie dowdd oznaczonego
rozumienia slowa ,,Matrix” w branzy odzywek i suplementéw diety. Dowodem na okre$lone
znaczenie stlowa ,Matrix” mogloby by¢ badanie konsumenckie przeprowadzone wsrod
konsumentow odzywek i suplementéw diety lub opinia bieglego z zakresu jezykoznawstwa —
skoro przedmiotem dowodu miatoby by¢ znaczenie stowa w okres§lonej branzy (producentow i
konsumentow odzywek), a nie znaczenie w jezyku potocznym, kojarzone przez kazda osobe,
ktora postuguje sie jezykiem polskim jako jezykiem ojczystym. Takich dowodow pozwany nie
przedstawil. Co wiecej, pozwany nie powolal sie takze na slownikowa definicje znaczenia
stowa ,Matrix” - czy zawartg w slownikach jezyka polskiego, czy w stownikach branzowych.



W konsekwencji, Sad uznal, ze okreSlenie ,Matrix” w nazwie produktu pozwanego ,Crea
Matrix” ma charakter fantazyjny, a nie opisowy — odnoszacy sie do wielu skladnikéw
preparatu pozwanego.

Stowo ,Crea” odnosi sie natomiast do glownego skladnika produktu powoda — kreatyny
(powszechnie stosowanego skladnika suplementéw diety dla sportowcow), stanowigc tym
samym element opisowy produktu. Z materialu dowodowego zlozonego przy pozwie wynika,
ze na rynku wskazane stowo jest uzywane czesto jako element nazwy suplementow diety —
por. oznaczenia Crea Trix, Crea Stack k. 149, Crea Shot k. 180, Crea HCL k. 184 i 200. W
konsekwencji, dodanie do elementu dystynktywnego ,Matrix” elementu opisowego ,,Crea” nie
nadaje utworzonej w ten spos6b nazwie wlasnego charakteru odrézniajacego.

W sferze fonetycznej obu oznaczen takze wystepuje podobienstwo. Cze$cia wspdlng obu
oznaczen jest element stowny ,Matrix”.

Na powyzsze podobienstwo naklada sie podobienistwo w sferze znaczeniowej (koncepcyjnej).
Zwrot ,matriks” moze by¢ laczony z motywem przewodnim popularnej trylogii filmowej
z gatunku science fiction, jak i z samym tytulem filmu (,Matrix”, ,Matrix: Reaktywacja”,
»~Matrix: Rewolucja”). Niemniej, w odniesieniu do nazwy towaréw z zakresu suplementéow
diety i odzywek biatkowych stlowo ,Matrix” ma wymiar abstrakcyjny, nie odnosi sie w zaden
spos6b do dzialania lub skladnikow produktéw, nie wykazuje bezposredniego zwigzku z
branza sportowa badz zywieniowa. Stowo ,Matrix” w tym kontek$cie nalezy zakwalifikowaé
jako element fantazyjny znaku, tj. element charakterystyczny, abstrakcyjny, przyciagajacy
uwage. W stanie faktycznym niniejszej sprawy brak jest okolicznoSci, ktore wskazywalyby, ze
przecietny konsument nada elementowi ,Matrix” inkorporowanemu w oznaczeniu
produktéw powoda inne znaczenie, niz elementowi temu inkorporowanemu w produktach
pozwanego. Oba znaczenia na przecietnym konsumencie wywra te same skojarzenia (by¢
moze z filmem ,Matrix”) lub zostang odebrane bez skojarzen - wylacznie jako czysto
abstrakecyjna, fantazyjna i pozbawiona konkretnego znaczenia nazwa handlowa.

W konsekwencji, Sad uznal, ze oba oznaczenia spelniaja kryteria podobienstwa — z uwagi na
ich podobienstwo we wszystkich wskazanych obszarach.

Rozpoznawalnos$é znaku powoda

Kwestia rozpoznawalno$ci znaku ma znaczenie dla oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w
blad. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad jest tym wieksze, im wieksza jest
rozpoznawalno$¢ znaku towarowego. Znaki, ktore charakteryzuja sie wysoka zdolno$cia
odrodzniajacg korzystaja z wiekszej ochrony, niz znaki, dla ktérych rozpoznawalno$é ta jest
niewielka (R. Skubisz w: System prawa prywatnego, Tom 14B, s. 1241). Ocena zdolnoSci
odrdzniajacej powinna by¢ przy tym dokonywana na moment rozpoczecia uzywania
oznaczenia stanowigcego naruszenie znaku towarowego (wyrok TSWE z 27.4.2006, C-145/05
L.) — czyli w niniejszej sprawie od 2003 roku, kiedy to powod zglosil do ochrony stowny znak
towarowy ,Matrix” i jednocze$nie wprowadzit na rynek produkt ,Whey Pro Matrix”.

W ocenie tutejszego Sadu powodd wykazal wysoka rozpoznawalno$é slownego znaku
towarowego ,,Matrix”. Produkty z serii powoda oznaczonej znakiem towarowym ,Matrix” sa
obecne na rynku od 2003 roku. W 2003 roku wprowadzony zostal do obrotu produkt ,,Whey
Pro Matrix”. Wydruki z forum internetowego $§wiadcza o zainteresowaniu, jakim produkt
cieszyl sie wsrod konsumentow (k. 106-115). W 2005 roku na rynku pojawil sie kolejny
produkt powoda w postaci wysokobialkowych batonéw ,Matrix Pro”. Produkt cieszy sie
wysoka sprzedaza od lat i jest dostepny w aktualnej ofercie sprzedazy. Sprzedaz batonéw w
okresie od 1 stycznia 2013 roku do 23 czerwca 2020 roku wyniosla (...)sztuk o wartos$ci netto
(...)zlotych (k. 127). Od 2008 roku powdd wprowadza do obrotu produkt pn. ,Dominator
Creatine Stron Matrix. Towary powoda sa dostepne dla szerokiego grona nabywcow.



Sprzedawane s3 bez recepty, za posrednictwem stron internetowych, co oznacza, ze produkty
te mozliwe sa do nabycia dla 0s6b zamieszkalych na calym terytorium kraju.

W  konsekwencji, Sad uznal znaki slowne ,Matrix” — jako cieszace sie wysoka
rozpoznawalno$cia.

Calo$ciowa ocena ryzyka wprowadzenia w blad

W niniejszej sprawie dla caloSciowej oceny wprowadzenia w blad znaczenie ma przede
wszystkim wysoki stopien podobienstwa produktéw oraz wysoki stopienn podobienstwa
oznaczen (znaku towarowego powoda oraz nazwy, ktéra oznacza swoje preparaty pozwany)
a takze wysoka zdolno$¢ odrézniajgca znaku.

Dla dokonania caloSciowej oceny nalezalo takze ustali¢ wzorzec przecietnego konsumenta —
uwaznego, Swiadomego i rozsadnego. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest
bowiem oceniane wedlug sposobu postrzegania okre$lonego konsumenta z uwzglednieniem
wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem towardw, ktérych dotycza oznaczenie objete
ochrong i oznaczenie mu przeciwstawione (wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 11
listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 S., z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 M., z
dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 M.).

W niniejszej sprawie wzorzec konsumenta nalezy zdefiniowa¢ szeroko, poczawszy od osob
uprawiajgcych sport amatorsko, dbajacych o kondycje fizyczng w warunkach domowych lub
korzystajacych we wlasnym zakresie z silowni i klubow fitness — az po bardziej uczestnikow
bardziej profesjonalnego treningu, prowadzonego pod okiem wykwalifikowanego instruktora,
czy dietetyka. Sg to osoby dazgce do uzupeklienia swojej diety, poszukujace produktu
wspomagajacego szybsza regeneracje po zwiekszonym wysitku fizycznym, stanowiacego
zamiennik malego positku, badZz suplementu diety sluzacego zwiekszeniu mozliwosci
wysitkowych. Beda to zar6wno osoby bedace na diecie niskokalorycznej i dazace do redukeji
masy ciala, jak réowniez osoby dazace do zwiekszenia masy mie$ni i sily fizycznej, ze
zwiekszonym zapotrzebowaniem na uzupehienie bialka w diecie. Przynajmniej cze$¢ osob
stanowigcych tak szeroko zakreslony wzorzec konsumenta nie ma specjalistycznej wiedzy
co do szczegdlowych mechanizméw dzialania poszczego6lnych skladnikéw produktu, a jedynie
wiedze ogblng dotyczaca wplywu dzialania preparatu na organizm (np. nie ma wiedzy, w jaki
sposob oznaczony skladnik powoduje redukcje zmeczenia mie$ni, ale ma wiedze, ze takie
dzialanie jest temu skladnikowi przypisywane).

Zatem, przecietny konsument obu preparatow, to nie tylko osoba z wiedzg specjalistyczna,
profesjonalnie zajmujaca sie sportem, z pelnym rozeznaniem co do dzialania poszczeg6lnych
skladnikow suplementow, ale takze osoba, ktéra, regularnie badZz nie, dba o aktywno$c
fizyczna i chce zoptymalizowaé efekty wykonywanych treningéw, zorientowana jedynie dosé
ogoblnie w dzialaniu i funkcjach suplementéw diety i odzywek wysokobiatkowych.

Przecietny konsument, nalezacy do omawianej kategorii nie zawsze bedzie przeprowadzal
poréwnanie bezposrednie réznych oznaczen produktéw. Raczej zda sie na zachowany w
pamieci ich obraz, determinowany przez oznaczenie ,Matrix”. Taki konsument nie zawsze
szczegOlowo zbada pochodzenie produktu. Jezeli konsumentem jest osoba znajaca produkty z
serii ,Matrix” bedzie kierowala sie rozpoznawalnym dla niej charakterystycznym
oznaczeniem i moze zidentyfikowa¢ produkt pozwanego jako kolejny z serii produktow
powoda, bez dokonywania weryfikacji pochodzenia produktu — zwlaszcza, ze informacja o
podmiocie wprowadzajacym preparat Crea Matrix do obrotu jest ujawniona na opakowaniach
preparatu duzo mniejsza czcionka, niz sama nazwa preparatu zawierajaca stowo ,Matrix”
(vide fotografie k. 270-272).

Dla oceny calo$Sciowego ryzyka wprowadzenia w blad nie bez znaczenia pozostaje bowiem
okoliczno$é¢, ze powodd oznaczenia ,Matrix” uzywa dla oznaczenia serii produktéw dostepnych



na rynku. Okolicznoé¢ ta zdaniem Sadu zwieksza ryzyko omylki u potencjalnych klientow co
do pochodzenia towar6w pozwanego (niezaleznie od kwestii podobienstwa znakdéw powoda i
oznaczenia pozwanego) - w sytuacji, w ktorej klienci mieli kontakt z oznaczeniem towaréw
powoda. Ryzyko konfuzji w tym przypadku polega na tym, ze potencjalny klient moze
potraktowaé oznaczenie, ktérym postuguje sie naruszyciel jako nalezace do grupy znakow,
ktérymi oznaczane sa produkty uprawnionego - skoro zawiera ono podobne, a przy tym
dominujace elementy, pozwalajace =zaliczy¢ je potencjalnie do rodziny znakéw
wezesniejszych, ktore przynaleza danemu producentowi towaréw (orzeczenie SPI z 23 lutego
2006 r., sygn. T- 194/03 w sprawie 1.). W okolicznoSciach niniejszej sprawy oznacza to, ze
istnieje ryzyko, iz konsument, ktéry zna kolejne produkty powoda oznaczone przy
wykorzystaniu slowa ,Matrix” (Matrix Whey Pro, Matrix Pro, Dominator Strong Creatine
Matrix 7) potraktuje produkt pozwanego Crea Matrix jako kolejny z serii produktéw powoda
— takze wyro6zniony (jak kilka poprzednich produktow) slowem ,Matrix” uzupeklionym o
dodatkowe oznaczenie slowne, ktére nie ma charakteru odrézniajacego, podobnie jak
dodatkowe oznaczenia zawarte w nazwach poprzednich produktéw powoda (Pro, Creatine).

Brak zdolnoSci odrézniajacej stownych znakéw towarowych ,Matrix”

W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwany podniosl, ze slowo ,Matrix” pozostaje w
powszechnym uzyciu, oznacza rzeczywisto$¢ wirtualng, komputerowa, cyfrowa, nierealng - a
zatem nie moze by¢ przedmiotem praw wylacznych jako znak towarowy (k. 483 verte).

W Swietle orzecznictwa Sadu Najwyzszego sama decyzja o rejestracji znaku towarowego
kreuje domniemanie, ze osloniety w ten sposéb ochrong znak ma zdolno$¢ odrbzniajaca
(wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 lutego 2010 r., sygn. III CSK 120/09, Lex nr 585820).

Domniemanie to moze zosta¢ obalone w postepowaniu przed Urzedem Patentowym o
uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 164 i n. ustawy z 30.6.2000 r. -
Prawo wlasno$ci przemystowej) badz w ramach poste;powanla sadowego wszczetego w
wyniku wytoczenia powodztwa wzajemnego o uniewaznienie prawa ochronnego na znak
towarowy znaku na podstawie art. 479 (122) kpc. W szczegolnoSci wskaza¢ nalezy, ze
postepowanie w niniejszej sprawie wszczete zostalo po 1 lipca 2020 r. — co oznacza, ze
pozwany mial mozliwo$¢, aby w ramach powoddztwa wzajemnego zglosi¢ zadanie
uniewaznienia znakow towarowych, ktérych ochrony dochodzil powdd.

Pozwany nie wykazal podjecia zadnej czynnoSci stuzacej inicjacji postepowania zmierzajacego
do uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy. Na rozprawie 29 pazdziernika 2020
r. pelnomocnik pozwanego wskazal jedynie, ze pozwany chce wystapi¢ do Urzedu
Patentowego ze stosowanym wnioskiem i w tym celu skontaktowal sie z rzecznikiem
patentowym (adnotacja 00:11:16). Oznacza to, ze w dacie zamkniecia rozprawy nie istnialy
podstawy do zawieszenia niniejszego postepowania ze wzgledu na toczace sie postepowanie o
uniewaznienie znakéw towarowych, ktorych ochrony poszukiwal pow6d. W konsekwencji,
znaki te korzystaja z domniemania waznoSci oraz domniemania posiadania zdolnoSci
odrdzniajacej. Dodatkowo wskazaé nalezy, ze w dacie udzielenia prawa ochronnego na znak
nr 176648 — udzielenie prawa ochronnego poprzedzone bylo pelnym badaniem przez Urzad
Patentowym zdolno$ci danego oznaczenia do jego zarejestrowania w charakterze znaku
towarowego (de lege lata takie badanie ograniczone jest do istnienia bezwzglednych
przeszkod udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy).

W sytuacji istnienia w systemie prawnym 2 roéwnoleglych mozliwosci orzekania o
uniewaznieniu prawa ochronnego na znak towarowy (przez sad w ramach powodztwa
wzajemnego zlozonego w postepowaniu o naruszenie prawa wylacznego lub przez Urzad
Patentowy), w ocenie Sadu nie ma mozliwo$ci, aby kwestie spelnienia lub niespelienia przez
oznaczenie bezwzglednych przestanek, o ktorych de lege lata stanowi art. 129 (1) ustawy —
Prawo wlasnoéci przemyslowej (a o ktérych w dacie udzielenia prawa na znak towarowy nr
176648 stanowil art. 129 Prawa wlasno$ci przemyslowej) — rozstrzasaé¢ wylacznie w ramach



podniesionego przez pozwanego zarzutu procesowego. Dopuszczenie takiej mozliwosci nie
tylko czyniloby potrzebe korzystania z postepowania przed Urzedem Patentowym lub
wytoczenia powddztwa wzajemnego zbedna, ale takze godziloby w pewno$¢ i stabilno$é
obrotu, skoro kazde oznaczenie, na ktére prawa ochronnego udzielil Urzad Patentowy,
mogloby nastepnie by¢ kwestionowane w dowolnym postepowaniu.

W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwany powolal sie takze na fakt zgloszenia przez
powoda znakow stownych ,,Matrix” w zlej wierze (k. 484 verte). Takze wskazana okolicznosé
stanowi¢ moze przestanke uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 164 w
zw. z art. 129 (1) ust. 1 pkt 6 Prawa wlasnoSci przemystowej) — ale wylacznie w postepowaniu,
w ktérym uniewaznienie moze nastgpic.

Rozstrzygniecie o roszczeniu z pkt 11 2 petitum pozwu

Konstatacja o wypelieniu przeslanek z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo wlasnosci
przemystowej uzasadnia rozstrzygniecia zawarte w pkt 1 i 2 wyroku zaocznego z 8 wrze$nia
2020 roku. Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego — pozwany oferowat produkt
oznaczony nazwa Crea Matrix, wprowadzal go do obrotu, a takze reklamowat i promowal
na stronach internetowych, za posrednictwem ktoérych odbywala sie sprzedaz produktu. Sa to
formy uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do znaku zarejestrowanego
(art. 154 Prawa wlasnosci przemyslowej). W konsekwencji, wskazane rozstrzygniecia Sad
utrzymat w mocy wyrokiem z 29 pazdziernika 2020 roku.

Rozstrzygniecie o roszczeniu z pkt 4 petitum pozwu

Zgodnie z art. 286 Prawa wlasno$ci przemystowej, sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa,
moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoscia naruszajacego bezprawnie
wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $§rodkach i materialach, ktore zostaly uzyte
do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegélno$ci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu,
przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo
zniszczeniu. Omawiany przepis stanowi implementacje do polskiego porzadku prawnego
art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania
praw wlasnosci intelektualnej (Dz.Urz. UE L z 30.4.2004 r. Nr 157, s. 45). Naklada on
na panstwa czlonkowskie obowigzek zapewnienia, aby sad moégl, na zZadanie uprawnionego,
przedsiewziag¢ wlaéciwe $rodki w odniesieniu do towaréw, co do ktoérych stwierdzono
naruszanie prawa wlasnoSci intelektualnej, a we wlasciwych przypadkach réwniez
w odniesieniu do materialow i narzedzi uzytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarow.
Przedmiotowe S$rodki, zgodme z dyrektywa, obejmuja wycofanie z handlu, definitywne
usumqae z handlu lub zniszczenie. Rozpatrujac zadanie zastosowania wskazanych $rodkow
sad powinien bra¢ pod uwage zachowanie proporcjonalno$ci miedzy powaga naruszenia,
a zarzadzonymi Srodkami naprawczymi, a takze interesy stron trzecich.

Cho¢ przepis dyrektywy stanowi jedynie o zniszczeniu ,materialow i narzedzi uzytych do
wytwarzania towar6w”, to — ze wzgledu na minimalny charakter harmonizacji — ustawodawcy
krajowi moga szerzej okresla¢ katalog rzeczy podlegajacych zniszczeniu. Przepis art. 286
Prawa wlasnoéci przemystowej przewiduje uprawnienie do zadania zniszczenia
m.in. materialow, ktore zostaly uzyte do oznaczenia bezprawnie oznaczonych wytworow
(czego nie przewiduje art. 10 dyrektywy nr 2004/48). Do wskazanej kategorii naleza
opakowania, na ktérych umieszczono oznaczenie kolizyjne naruszajace zarejestrowany znak
towarowy. W uwzglednieniu zadania z pkt 4 petitum pozwu Sad nalozyl na pozwanego
obowigzek zniszczenia opakowan preparatu oznaczonego nazwami ,,Crea Matrix”— uznajac,
ze jest on proporcjonalny. Wskazane rozstrzygniecie zawarte w wyroku zaocznym z 8
wrzesnia 2020 r. zostalo utrzymane w mocy wyrokiem z 29 pazdziernika 2020 r.

Rozstrzygniecie o roszczeniu z pkt 5 petitum pozwu




Sad uwzglednil zZadanie pozwu w zakresie podania do publicznej wiadomo$ci informacji o
tre$ci wyroku. Podstawe prawna rozstrzygniecia stanowi art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust.11!
Prawa wlasno$ci przemystowej. Miejsce podania wyroku do publicznej wiadomosci
uzasadnione jest faktem prowadzenia sprzedazy przez pozwanego, za posrednictwem
serwisOw internetowych, w ktérych powinna nastapi¢ publikacja. Naruszenie praw do znakéw
towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda nastepowalo bezposrednio na tych stronach
internetowych, wiec i usuniecie skutkow takiego stanu wymaga zamieszczenia okreSlonej
informacji na tych stronach. Redakcja wyroku w omawianej cze$ci nastapila w ten sposob, ze
sad oznaczyl w wyroku czcionke (Arial), ktéra powinna zosta¢ uzyta w publikacji — w ten
sposob, aby na etapie ewentualnego przymusowego wykonania orzeczenia nie powstaly
watpliwosci co do tego, czy czcionka spelnia wymog ,czytelnosci”, o ktéorym traktowalo
zadanie pozwu. W ocenie Sadu powyzsze nie wykracza poza zadanie pozwu. Jednocze$nie, w
ocenie Sadu interes powoda zostanie zaspokojony przez poinformowanie o tresci tej czesci
wyroku, ktéra dotyczy uwzglednienia powddztwa. Rozstrzygniecie zostalo utrzymane w mocy
wyrokiem z 29 pazdziernika 2020 roku.

Naruszenie przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Odpowiedzialno$§é za czyny nieuczciwej konkurencji znajduje swoje oparcie w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1010). Zgodnie z treScig art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem
nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towaréw lub ushug, ktére moze
wprowadzi¢ klientéw w blad co do ich pochodzenia (ust. 1), a takze wprowadzanie do obrotu
towarow w opakowaniu mogacym wywolaé skutki okre§lone w ust. 1, chyba ze zastosowanie
takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi (ust. 2).

W ocenie Sadu wzorzec przecietnego konsumenta, jaki przyjac¢ nalezy dla badania kwestii
odpowiedzialno$ci na gruncie przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest
tozsamy z wzorcem przyjetym na gruncie odpowiedzialnoéci z tytulu naruszenia przeplsow
ustawy - Prawo wlasno$ci przemyslowej. W tym zakresie aktualne pozostaja rozwazania
zawarte w cze$ci uzasadnienia ,Calo$ciowa ocena ryzyka wprowadzenia w blad” dotyczace
wzorca konsumenta.

Podobnie, na grunt rozwazan w przedmiocie naruszenia zasad uczciwej konkurencji przenie$c
mozna, jako istotne dla rozstrzygniecia — rozwazania dotyczace podobienstwa nazwy
produktu pozwanego do znakéw towarowych powoda, a takze istotnie wcze$niejszej
obecnosSci na rynku produktéw O. Sp. z o0.0. i ich rozpoznawalnoSci wsrod klientéw. Dla
ryzyka wprowadzenia w blad konsumenta przez pozwanego co do pochodzenia preparatu
Crea Matrix znaczenie mialy takze:

1. fakt wprowadzenia przez powoda na rynek kilku preparatéw oznaczonych
nazwami, w ktérych wystepuje czlon ,Matrix”. Konsument moze preparat
pozwanego — ktéorego nazwa wpisuje sie w omawiane nazewnictwo
preparatbw powoda - potraktowaé jako kolejny z serii preparatow,
pochodzacy od tego samego wytworcy (tj. powoda);

2. wnioski z zestawienia strony wizualnej oznaczen preparatéw powoda i
preparatu pozwanego. Zestawiajac etykiete produktu pozwanego, w ktorej
inkorporowany zostal znak slowny ,Matrix” (k. 19) z etykieta produktu
powoda— batona wysokoenergetycznego ,Matrix” (k. 16 akt) dostrzegalne
jest, iz barwa oraz styl uzytej na etykietach w stowie ,Matrix” czcionki sg
bardzo podobne. Czcionka jest w kolorze czarnym, wszystkie litery sa
roéwne, a niektore litery (np. X, M) majq w kroju biale linie, przecinajqce
poszczegolne litery — tworzace wrazenie, ze kroj litery sklada sie z prostych
geometrycznych elementéw. Okolicznos¢ ta dodatkowo poteguje wrazenie,
ze oba produkty moga pochodzi¢ od jednego wytworcy:
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3. nie bez znaczenia dla ryzyka wprowadzenia konsumenta w blad ma
okolicznosé, ze na opakowaniu preparatu Crea Matrix nazwa podmiotu,
ktory wprowadza produkt do obrotu ujawniona jest duzo mniejsza
czcionky, niz sama nazwa preparatu. Powyzsze, w zestawieniu z tym, ze
preparaty powoda i pozwanego sg dystrybuowane w taki sam sposob
(sprzedaz w internecie i w sklepach stacjonarnych) — takze zwieksza ryzyko
wprowadzenia konsumenta w blad;

4. wreszcie wskaza¢ trzeba, ze pozwany na swojej stronie internetowej
promowal preparaty powoda. Zatem, konsument preparatéw powoda z
serii Matrix moze uznaé, ze Kkolejny preparat opatrzony nazwa Matrix,
promowany przez pozwanego, takze zostal wytworzony przez powoda.

Wskazane okolicznoSci przemawiajg na rzecz spelnienia przeslanek z art. 10 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podkresli¢ trzeba, ze powolany przepis dla aktualizacji
przestanek odpowiedzialno$ci nie wymaga wprowadzenia klienta w blad, a zaistnienia
mozliwo$ci wprowadzenia w blad.

Rozstrzygniecie o roszczeniu z pkt 3 petitum pozwu

W konsekwencji, Sad uznal, ze pozwany dopuscil sie naruszenia regut uczciwej konkurencji, o
ktéorych mowa w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — co uzasadnialo
uwzglednienie powddztwa w zakresie roszczenia zakazowego, o ktérym stanowi art. 18 ust. 1
pkt 1 powolanej ustawy. Powyzsze rozstrzygniecie zostalo utrzymane w mocy wyrokiem z 29
pazdziernika 2020 r.

O kosztach postepowania Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obcigzajac nimi
w calo$ci pozwanego, gdyz roszczenie powoda okazalo sie co do zasady stluszne. Nadto, powod
przegral proces w odniesieniu do niewielkiej czeSci swych zadan. Na zasagdzong w punkcie 8
sentencji wyroku zaocznego z 8 wrzeSnia 2020 roku kwote 8.297 zlotych sktadaly sie:

- zwrot oplaty od pozwu w wysokosci 1.800 zlotych (od kazdego z 6 zgloszonych
roszczen niepienieznych sad pobral oplate w kwocie 300 zlotych na podstawie art. 26a ust. 1
pkt 2 in fine ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych),

- zwrot oplaty od wniosku o zabezpieczenie w sprawie XXII Gwo 36/20 — w kwocie 300
zlotych (100 zlotych od kazdego roszczenia, ktorego dotyczyl wniosek o zabezpieczenie na
podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych);

wynagrodzenie pelnomocnika bedacego radca prawnym — w kwocie stanowigcej sume
kwot 1.680 zlotych oraz 3.600 zlotych (§8 ust. 1 pkt 19 w zw. z §8 ust. 2 w zw. z §2 pkt 5



rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za
czynno$ci radcoOw prawnych);

- wynagrodzenie pelnomocnika bedacego radca prawnym w postepowaniu o udzielenie
zabezpieczenia w kwocie 900 zlotych (§8 ust. 1 pkt 7 in fine w zw. z §2 pkt 5 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcow
prawnych);

- koszt oplaty skarbowej od pelnomocnictwa w wysokosci 17 ztotych.

Wskazane rozstrzygniecie zostalo utrzymane w mocy wyrokiem z 29 pazdziernika 2020 r.

Majac na uwadze powyzsze, Sad orzekl, jak w wyroku.

sedzia SR (del.) Agnieszka Golaszewska



